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outes les créations peuvent étre pro-

tégées par un droit de propriélé intel-

lectuelle. Les modeles emblématiques

d'une marque dotvent faire I'objet d’une atten-

tion particuliére et d’une protection renforcée du

Jait de leur longévité. Le modéle emblématique

participe de I'image de marque de la société et

sa protection comme les actions contre les at-

teintes a son monopole dotvent étre d la hauteur
des enjeux qu'tl représente.

LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le modele emblématique est par nature constant
dans les collections. Il fait souvent 1'objet de décli-
naisons et en constitue un théme permanent a la
vente.

Du fait de 'absence de saisonnalité des modéles
emblématiques, la protection la plus longue doit
étre envisagée. Le droit d’auteur constitue deés lors
une protection particuliérement appropriée, le
modele étant protégé pendant 70 années apres la
mort de son auteur. Si I'ceuvre est collective (1),
I'ceuvre est protégée pendant 50 ans apres sa di-
vulgation. La protection traverse ainsi les généra-
tions de collections.

Cette protection par le droit d’auteur ne nécessite
pas de formalité spécifique de dépét.

Il est indispensable de mettre en place une orga-
nisation juridique permettant de constituer les
preuves des dates de création afin de préserver la
protection des dessins et modéles, produits de la
recherche et développement de 'entreprise.

Il est vivement conseillé de conserver un dossier
de création par dessin ou modéle incluant croquis
daté et signé, fiche technique et photographie du
premier et du dernier prototype. La date de créa-
tion est une preuve essentielle qui permet de dé-
montrer l'antériorité contre le modele
contrefaisant. Plusieurs moyens permettent de

donner une date certaine a la création d'un pro-
duit (horodatage internet, constat d’huissier). A
défaut, la premiere facture de commercialisation
(mais seulement si la méme référence du produit
apparait dans la facture) datera la premiére divul-
gation au public. Si une date apparait dans le ca-
talogue présentant la collection, ce dernier peut
également constituer une preuve de la date de di-
vulgation.

En cas de proceés en contrefagon, le juge pourrait
exiger également de retracer le processus de créa-
tion au moyen notamment dattestations du fabri-
cant et de toutes les personnes qui ont participé a
la création ou qui en ont été les témoins.

La protection donnée aux créations en matiere de
droit d'auteur dépend de leur degré d’originalité.
Un modéle original est un modéle qui porte
«'empreinte de la personnalité de son auteur ».
L’originalité de la création est appréciée souverai-
nement par les magistrats. La notion de mérite de
la création et/ ou de la notoriété du nom de l'en-
treprise qui porte cette création doit rester indiffé-
rente a I'appréciation que les tribunaux porteront
a I'affaire.
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(( Les produits emblématiques d’une
marque recevront un accueil diffé-
rent aupreés des tribunaux en fonc-

tré un trés fort succés commercial doit
enfin envisager 1'éventuelle action du
designer ayant créé le modele.

tion de la notoriété de la marque a

laquelle ils sont attachés ...»

Un bémol doit cependant étre apporté a ce dernier
critére : les produits emblématiques d'une marque
recevront, a tort ou a raison, un accueil différent
aupres des tribunaux en fonction de la notoriété
de la marque a laquelle ils sont attachés.

L’évaluation de l'originalité du modéle se fait a
l'aulne du fond commun préexistant de la création
et des modeles antérieurs. Cela étant, le critére res-
tant « I'empreinte de la personnalité de I'auteur »,
il sera nécessaire de décrire ce que I'auteur a voulu
exprimer en procédant a tel ou tel choix esthé-
tique.

Les Tribunaux ont une appréciation rigoureuse de
I'originalité des modéles : a propos de la forme
quadrilobée dans le secteur de la bijouterie, il a été
jugé : « (...) que la forme quadrilobée est utilisée
depuis plusieurs siécles que ce soit dans le do-
maine du mobilier comme le montrent les tables
de nuit, commodes et armoires du 19éme siécle is-
sues de l'inventaire général du patrimoine culturel
francais et comportant des quadrilobes ajourés ou
non en décoration, ou qu'il s'agisse du domaine de
I'architecture, notamment sur le fronton d'églises,
ou encore a travers les piéces de monnaie an-
ciennes comme 1'écu d'or du 14éme siecle. Cette
méme forme se retrouve également dans les sec-
teurs de la bijouterie et de 1'orfévrerie comme les
pendentifs en forme de tréfles issus de collections
exposées au musée du quai Branly a Paris, mais
également sur de nombreux extraits de site inter-
net des sociétés Louis Vuitton, Arthus Bertrand et
Bernardaud montrant des bagues, montres, brace-
lets comportant ce motif, certes parfois sans que
ces documents ne soient datés avec précision, mais
qui témoignent néanmoins d'un usage généralisé
de la forme quadrilobée dans le secteur de la bi-
jouterie. » (TGI Paris, 3¢éme Chambre, 2éme sec-
tion, 21 septembre 2012, Van Cleef & Arpels c/
Actuelle)

L'entreprise qui souhaite revendiquer les droits de
propriété intellectuelle d'un modeéle qui a rencon-
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Trois hypothéses:

1/ Le modele a été créé en interne par

| un créateur et de sa propre initiative : 'entreprise

doit lui faire signer un contrat de cession de droit
conforme aux dispositions de 'article L.131-3 du
Code de Propriété Intellectuelle.

L’acte de cession doit énumérer :

. les droits cédés (reproduction, représenta-
tion, adaptation, etc.),

- la durée,
- le territoire,
- la destination.

2/ Le modéle a été créé en interne par un ou plu-
sieurs créateurs, selon les directives de la société
qui entend I'exploiter: il s’agit d"une ceuvre collec-
tive au sens de l'article L.113-5 du Code de la Pro-
priété Intellectuelle, qui appartient a la personne
morale, 4 la condition que la société puisse rappor-
ter la preuve des directives qu’elle a transmises a
ses employés.

3/ Le modele a été créé par un créateur indépen-
dant : dans ce cas, le méme contrat de cession de
droits d’auteur que dans la premiere hypothese
doit étre conclu, et la facture du designer doit faire
référence précise a ce contrat.

LA PROTECTION PAR LE DEPOT A L’INPI

En matiére de dessins et de modéles déposés, la
protection accordée au titulaire des droits dure
cinq années, a compter de la date de dép6t de la
demande a I'INPI. Cette période est renouvelable
par période de cinq ans jusqu’a un plafond de 25
années.

Enregistrer les dessins et modeles & I'Institut Na-

tional de la Propriété industrielle (INPI) permet
bien entendu de donner une date certaine d’exis-
tence a ceux-ci.

Autre avantage : si le dépo6t est effectué au nom
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de l'entreprise, le débat sur la titularité des droits
du créateur ne pourra pas étre invoqué a titre de
défense par le contrefacteur. Les dispositions de
l'article L-511-9 indiquent que la protection du
dessin et modele est accordée « au créateur ou a
son ayant-cause » et précise ensuite que «l’auteur
de la demande d’enregistrement est, sauf preuve
contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette
présomption ».

En matiére de protection des dessins et modeles
déposés a'INPY, le critére de protection n'est plus
I'originalité mais la nouveauté.

Les dispositions de l’article L.511-2 et suivants du
CPI précisent qu'un dessin et modele n’est proté-
geable que s’il est nouveau, c'est-a-dire si, a la date
de son dép6t, aucun dessin ou modele identique
n’a été divulgué, et s'il présente un caractére pro-
pre, qui existera « lorsque I'impression visuelle
d’ensemble qu’il suscite chez I'observateur averti
differe de celle produite par tout dessin ou modéle
divulgué avant la date du dépot de la demande
d’enregistrement ou avant la date de priorité re-
vendiquée ».

Précisons que la société peut aussi faire le choix de
ne déposer qu'une partie du modéle comme par
exemple une maille, un fermoir ou une chainette.
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Modéle frangais
DINH VAN n°997737
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Modeéle frangais CARTIER n°972010

En France, les protections sur les fondements du
droit d’auteur et des dessins et modéles sont cu-
mulatives.

LES DESSINS ET MODELES
COMMUNAUTAIRES

Le droit communautaire a institué en 2001 deux
régimes de protection distincts permettant de pro-
téger un dessin ou un modele dans I'ensemble des
pays de la communauté européenne : les dessins
et modeéles communautaires enregistrés et les des-
sins et modéles communautaires non enregistrés.

Les conditions de protection sont semblables a
celles requises pour le dép6t national.

Pour les dessins et modeles communautaires en-
registrés, la protection s’acquiert par un unique
dépot aupres de I'OHMI. Le régime juridique ap-
plicable est identique a celui des dessins et mo-
déles industriels nationaux.

Spécificité des dessins et modeles communau-
taires non enregistrés : exigence d"une premiére
divulgation sur le territoire communautaire, et
protection pour une période de 3 ans a compter de
la premiére divulgation.

LA PROTECTION PAR LE DEPOT D’'UNE
MARQUE FIGURATIVE

A Tlinstar de Burberry qui a déposé a titre de
marque « son » carreau ou de Havatanas qui a dé-
posé le motif de la laniére de la tong, il est auda-
cieux et efficace de procéder a un dépot de marque
pour protéger un modéle, une partie de modéle
(fermoir, maille) ou encore un motif, si celui-ci ren-
voie incontournablement a 1’origine de la marque.

A titre d'illustration, Van Cleef & Arpel a déposé
le tréfle comme marque :
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Marque communautaire 9166497
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L’'intérét d’une protection par le
droit des marques est qu’elle

peut devenir éternelle ...»

L’'intérét d'une protection par le droit des marques
est qu’elle peut devenir éternelle : une marque a
une durée de vie de 10 ans et peut étre renouvelée
tous les 10 ans a I'infini.

LA MISE EN PLACE D’UNE SURVEILLANCE
DOUANIERE

Pour un modéle emblématique, cette surveillance
semble indispensable pour contrdler les importa-
tions de produits contrefaisants.

Chaque entreprise a la possibilité de déposer au-
prés des Douanes une demande d’intervention
concernant une marque ou un modele.

La réglementation communautaire et le Code de
la Propriété Intellectuelle prévoient la possibilité,
pour les agents des Douanes, de retenir des mar-
chandises suspectes, afin de s’assurer, aupres du
détenteur du droit de propriété intellectuelle, du
caracteére authentique ou non des produits.

§'il s’agit de contrefacon, I'entreprise a le choix
d’engager une procédure civile ou une procédure
pénale.

La protection a posteriori par I'introduction d'une
action en concurrence déloyale et /ou parasitisme

La reprise d'un modéle non couvert par un droit
privatif ne constitue pas en elle-méme un acte de
concurrence déloyale, méme s'il s’agit d"une copie
servile. Mais 1’action en concurrence déloyale est
ouverte a celui qui ne peut se prévaloir d'un droit
privatif si une faute peut étre démontrée.

Un modéle tombé dans le domaine public peut
étre reproduit et commercialisé par un tiers sauf
si les conditions de commercialisation peuvent
nuire au premier modele : ainsi la société Metro a
été condamnée sur le fondement de la concurrence
déloyale pour avoir fait fabriquer une réplique du
célebre modéle Tank de la société Cartier et1’avoir
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offert dans ses supermarchés :
« Mais attendu que l'arrét releve
que 1'objet copié est une montre
de haute renommée, ayant un
pouvoir attractif et prestigieux ;
que l'arrét, qui estime que l'offre
faite par la société Métro a sa
clientéle d'une copie servile de
la montre Tank dans les condi-
tions dénoncées porte manifestement atteinte a
l'image de marque de cette montre qu'elle vulga-
rise et déprécie, la rabaissant au rang de simple
«gadget publicitaire», a pu décider qu'un tel
usage, en ce qu'il affectait I'image, qualifiée de
prestigieuse, d'un produit notoire et de marque,
ne fat-il plus couvert par un droit privatif, était
fautif » (Cour de Cass. Com 22 octobre 2002, n° de
pourvoi: 00-12914 Bull. cass. 2002 IV N° 152 p. 174
- 500.000 francs de dommages et intéréts).

(I y
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Une action en parasitisme peut étre intentée si le
modele, bien que non original a été développé par
la marque comme un produit emblématique et
que le montant des investissements en terme de
promotion sont démontrés : « Que si, comme le
soutient 'appelante, la reprise d'un modele non
couvert par un droit privatif ne constitue pas en
elle-méme un acte de concurrence déloyale, il de-
meure qu'en l'espéce la société Agatha a reproduit
I'ensemble des caractéristiques des cinq modeéles
sus-décrits ainsi que leur présentation, modeles
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qui avaient fait 'objet d'une réelle promotion de la
part de la société Van Dinh de sorte que son nom
y était attaché ; que la commercialisation des
méme modéles sous la méme présentation et a un
prix nettement inférieur (dans un rapport de 1 a
10 pour certains modeéles) ne peut que générer un
risque de confusion dans l'esprit de la clientele,
quand bien méme les modéles de la société Agatha
sont-ils commercialisés dans des magasins a son
enseigne ; que la lettre datée du 10 mai 2003 et
adressée a la société Dinh Van par la maison
Nuelle-Dorise, joaillier & Toulouse, fait ainsi état
des remarques «des clients s'étonnant de trouver
chez Agatha les répliques a bas prix des modéles
Dinh Van» et témoigne de cette confusion générée
par la coexistence sur le marché d'un ensemble de
mémes modeles pareillement présentés ; Que ce
faisant, la société Agatha a commis des actes de
concurrence déloyale ; qu'en revanche, aucun élé-
ment n'est produit aux débats pour justifier de la
prétendue mauvaise qualité des bijoux litigieux au
regard de celle de bijoux Van Dinh » ;(Cour d'Ap-
pel de Paris 4éme Chambre - Section B, 18 JAN-
VIER 2008 - 250.000 euros de dommages et
intéréts).

Qu'il s’agisse de concurrence déloyale ou de
contrefacon, les dommages et intéréts alloués par
les juridictions en cas de copie seront d"autant plus
élevés que le produit est notoire.

Charlotte Galichet

Un modéle reconduit d’année en année qui génere
une fraction importante du chiffre d’affaires réa-
lisé par 1'entreprise, représente de ce fait un actif
immatériel valorisable au rang des actifs incorpo-
rels, au méme titre que la marque ou que les élé-
ments de son fonds de commerce. C'est dire si les
mesures prises en amont pour lui assurer une pro-
tection dans les pays dans lesquels il est distribué
doivent étre a la hauteur des enjeux commerciaux.

(1)Article L.113-2 du Code de la Propriété Intellec-
tuelle : « Est dite collective I'ceuvre créée sur l'ini-
tiative d'une personne physique ou morale qui
l'édite, 1a publie et la divulgue sous sa direction et
son nom et dans laquelle la contribution person-
nelle des divers auteurs participant & son élabora-
tion se fond dans I'ensemble en vue duquel elle est
congue, sans qu'il soit possible d'attribuer a chacun
d'eux un droit distinct sur I'ensemble réalisé. »

Charlotte Galichet, avocat au barreau de Paris,
CCK Avocats Associés.

Corinne Champagner Katz, avocat au barreau de
Paris, spécialiste en propriété intellectuelle, CCK
Avocats Associés.

Corinne Champagner Katz
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